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vABSTRAK
Irsalina Julia Ermin (B11112292), Tinjauan Hukum Terhadap
Pendaftaran Merek yang Menggunakan Kata Milik Umum (Analisis
Terhadap Pendaftaran Merek Mendoan di Banyumas, Jawa Tengah), di
bawah bimbingan Ahmadi Miru selaku Pembimbing I dan Hasbir
Paserangi selaku Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum kata
Mendoan yang telah menjadi milik umum yang didaftarkan sebagai sebuah
merek berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan untuk
mengetahui pertimbangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
terhadap penerimaan kata Mendoan sebagai merek.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis
berkesimpulan bahwa 1) Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 kata milik
umum tidak dapat didaftarkan menjadi sebuah merek. Pengertian telah
menjadi milik umum tidak hanya dalam arti telah menjadi milik publik (public
domain), namun berkaitan juga dengan tanda descriptive, deceptive
misdescripive, dan personal names. Kata mendoan merupakan suatu tanda
deceptive misdescriptive yaitu merek yang tidak akurat atau memberikan
penggambaran yang keliru pada sebuah produk dimana jika ingin didaftarkan
sebagai merek harus membangun secondary meaning terlebih dahulu, tetapi
pada hal ini pelaku usaha tidak membangun secondary meaning sehingga
kata mendoan tersebut seharusnya tidak dapat didaftarkan sebagai merek di
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena bertentangan dengan
salah satu pasal pada UU No. 15 Tahun 2001. 2) Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual menerima kata mendoan sebagai merek dengan
pertimbangan tidak ada keterkaitan antara kata dan barang produksi yang
didaftarkan sebagai merek. Tetapi penulis berbeda pendapat, menurut
penulis kata mendoan dan barang produksi (keripik tempe) yang didaftarkan
masih memiliki keterkaitan. Meskipun Merek Mendoan telah dihapuskan,
namun Direktorat Jenderal HKI telah keliru dalam penghapusan merek
tersebut. Penghapusan yang diprakarsai oleh pihak ketiga  harus melalui
gugatan ke Pengadilan Niaga, tetapi dalam hal ini Direktorat Jenderal HKI
menghapus Merek Mendoan hanya dengan alasan permohonan pihak ketiga
saja tanpa adanya gugatan melalui Pengadilan Niaga. Merujuk pada
ketentuan yang berlaku, jika ingin meniadakan Merek Mendoan yang
terdaftar seharusnya langkah yang Ditjen HKI lakukan ialah membatalkan
merek tersebut karena bertentangan dengan Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001
tentang Merek.
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DAFTAR PUSTAKA
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk dalam kajian
hukum perdata, karena ada segi dari hukum itu yang merupakan aspek
hukum privat. Yang dimaksud hukum privat ialah hukum yang mengatur
hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang
lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat
merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.1
Jika ditelusuri lebih jauh, HKI sebenarnya merupakan bagian dari
benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateriil). Benda dalam
kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai
kategori, salah satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda
ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal
ini dapatlah dilihat batasan benda dalam Pasal 499 BW, yang menentukan
bahwa: Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan
ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak
milik. Untuk pasal ini, kemudian Mahadi menawarkan, seandainya
dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat sebagai
1 Hukum Privat, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_privat, diakses Senin, 23 November 2015
pukul 19.44 WITA
2berikut: yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu
terdiri dari barang dan hak.2
Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Mahadi bahwa barang
yang dimaksudkan dalam Pasal 499 BW tersebut adalah benda materiil,
sedangkan hak adalah benda immateriil. Uraian ini sejalan dengan
klasifikasi benda berdasarkan Pasal 503 BW, yaitu: Tiap-tiap kebendaan
adalah bertubuh atau tak bertubuh. Maksudnya ialah penggolongan benda
ke dalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud. 3 HKI
adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan
besar dalam memajukan peradaban umat manusia. Perlindungan hukum
terhadap HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para
Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia agar mereka dapat lebih
bersemangat menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi
kemajuan masyarakat. Secara garis besar HKI terbagi dalam dua
golongan, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan
Industri terdiri dari Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.4
Hak Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property Right saat ini
telah menjadi isu global khususnya di kalangan negara-negara industri
maju yang selama ini banyak melakukan ekspor produk industri kreatif
berbasis HKI. Menurut Hayyanul Haq, sesungguhnya teori yang menjadi
2 OK. Saidin, 2013, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 11
3 Ibid, hal. 12
4 Iswi Hariyani, 2010, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, Pustaka Yustisia, Jakarta, hal. 6
3dasar pengembangan Intellectual Property Rights adalah berasal dari teori
John Locke yang inti ajarannya adalah sebagai berikut: 1) Tuhan telah
menciptakan seluruh alam semesta ini untuk semua manusia; 2) Tuhan
menciptaan manusia dengan segala potensi yang melekat dalam dirinya
untuk bisa survive (mempertahankan diri); 3) setiap manusia berhak untuk
melakukan intervensi atas alam guna mempertahankan survivetasnya; 4)
setiap manusia berhak atas hasil-hasil yang diperoleh dari setiap interaksi
antar personal-personal yang ada; 5) hak personal itu tidak bisa diberikan
atau dicabut oleh siapapun; 6) setiap orang harus menghormati hak itu
sebagai hak personal.5
Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari keterkaitan dengan isu
perlindungan hukum terhadap HKI yang telah menjadi perhatian dunia.
Indonesia bahkan telah ikut serta dalam perjanjian internasional yang
berkaitan dengan HKI, sehingga mau tidak mau Indonesia harus ikut
meratifikasi perjanjian tersebut agar Negara kita tidak dikucilkan dalam
arena perdagangan antar bangsa. Berdasarkan dengan inilah, Indonesia
kemudian membuat perundang-undangan tentang HKI.6
Merek sebagai HKI pada dasarnya ialah tanda untuk
mengidentifikasikan asal barang dan jasa (an indication of origin) dari
suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek
merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek,
5 Hasbir Paserangi, 2011, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat
Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia,
Rabbani Press, Jakarta Selatan, hal. 168.
6 Iswi Hariyani, Loc.Cit
4pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (a
guarantee of quality) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah
tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang bermaksud
membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan
periklanan (a marketing and advertising device) memberikan suatu tingkat
informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang
dihasilkan pengusaha.7
Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian
seksama dalam beberapa dekade terakhir ini dan kecenderungan yang
masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin
meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya,
maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi
informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor
perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan
dunia sebagai pasar tunggal bersama. Era perdagangan global hanya
dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat.
Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem
pengaturan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-
perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman
melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-
Undang Merek, UU No. 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992
7 Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi,
Kharisma Putra Utama, Jakarta, hal. 3
5Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31). Dengan UU No. 15 Tahun
2001 tentang Merek terciptalah pengaturan Merek dalam satu naskah
(single text), sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya.8
Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa
bagi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, sebagai tanda
pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh
memiliki persamaan antara satu sama lain, baik pada keseluruhan
maupun pada pokoknya. Dalam prakteknya banyak terjadi pelanggaran
pada merek, seperti merek yang memiliki persamaan dengan merek lain
maupun bentuk dan unsur dari merek itu sendiri.
Pada dasarnya sebuah merek memiliki persyaratan untuk
didaftarkan. Sistem administrasi merek begitu penting karena hak atas
merek adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah atau negara
kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi
izin pihak lain untuk menggunakannya, karena itu merek harus didaftarkan
di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran sangat
penting artinya bagi konsumen, karena konsumen akan membeli merek
(cap, simbol, lambing, dan sebagainya) yang tentunya memiliki kualitas
dan aman untuk dikonsumsi.9
Merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang bertentangan
dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tanda-tanda yang tidak
8 Ermansyah Djaja, 2009, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, hal. Ix-x
9 Suyud Margono, 2011, Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia, Ghalia
Indonesia, Bogor, hal. 79
6mempunyai daya pembeda, tanda atau kata milik umum, dan merupakan
keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan
didaftarkan. Syarat mutlak suatu merek harus dipenuhi oleh setiap orang
atau badan hukum yang ingin memakai sebuah merek yaitu bahwa merek
tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain,
tanda yang dipakai harus sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup
kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi seseorang dengan
barang hasil produksi orang lain.10
Dalam prakteknya, ada merek dagang yang diterima
pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal HKI meskipun merek yang yang
didaftarkan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 5 huruf (c) UU No. 15
Tahun 2001 tentang Merek yaitu menggunakan kata milik umum. Seperti
contoh telah terjadi polemik di Banyumas, Jawa Tengah karena Direktorat
Jenderal HKI pada tahun 2010 menerima permohonan pendaftaran merek
Mendoan yang diajukan oleh seorang pengusaha bernama Fudji Wong.
Padahal seperti diketahui, Mendoan merupakan salah satu makanan khas
tradisional di Banyumas, Jawa Tengah. Merasa memiliki makanan khas
tersebut, warga Banyumas tidak rela jika kata Mendoan didaftarkan
sebagai merek milik pribadi. Dan juga kata Mendoan sudah menjadi milik
umum karena telah terdaftar di Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) dan
juga di dalam perdagangan kata tersebut telah dipakai oleh pedagang
tempe mendoan di seluruh Indonesia. Sehingga sangat tidak sesuai jika
10 Ibid, hal 67
7Direktorat Jenderal HKI menerima penaftaran merek yang merupakan
kata umum yang digunakan oleh masyarakat banyak mendapatkan hak
eksklusif hanya pada perorangan saja.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah analisis hukum terhadap kata “Mendoan”
sebagai kata yang telah menjadi milik umum yang didaftarkan
sebagai sebuah merek berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001
tentang Merek?
2. Apakah pertimbangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual terhadap pendaftaran kata “Mendoan” sebagai
merek?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana
dan dilakukan dengan metode ilmiah serta bertujuan untuk mendapatkan
data baru. Pengertian dari penelitian itu sendiri adalah suatu kegiatan
ilmiah yang dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu
yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan suatu keyakinan
bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab
akibatnya atau kecenderungan yang timbul.11
11 Sorjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres, Jakarta, hal. 3
8Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah
dikemukakan di atas maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui analisis hukum kata Mendoan yang telah
menjadi milik umum yang didaftarkan sebagai sebuah merek
berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual terhadap penerimaan kata Mendoan
sebagai merek.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Secara teori diharapkan hasil dari penelitian ini dapat
menambah sumber informasi serta pengetahuan dan
pemahaman ilmu hukum tentang pendaftaran merek sesuai UU
No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi
para pihak yang berkepentingan dan terkait dalam pelaksanaan
pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual.
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TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum tentang Merek
1. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia
Undang-undang yang tertua di Indonesia ditetapkan oleh
Pemerintah jajahan melalui Reglement Industriele Eigendom Kolonien
1912 (Peraturan Hak Milik Industri Kolonial 1912). Peraturan ini
diberlakukan untuk wilayah-wilayah Indonesia, Suriname, dan Curacao.
Peraturan ini disusun dan mengikuti sistem Undang-Undang Merek
Belanda dan menerapkan prinsip konkordansi yaitu ketentuan perundang-
undangan yang dibuat, disahkan oleh dan berasal dari negara penjajah
yang juga diterapkan pada negara jajahannya. Dalam peraturan itu,
perlindungan merek diberikan selama 20 tahun dan tidak mengenal
penggolongan kelas barang seperti yang diatur dalam Perjanjian Nice
(Nice Agreement) tentang Klasifikasi Barang (Goods Classification). Selain
itu, dalam Undang-Undang Merek tersebut tidak terdapat sanksi pidana
terhadap pelanggar merek. Undang-Undang Merek tersebut berjumlah 27
pasal dan proses pendaftaran merek dilakukan oleh suatu lembaga
bernama Hulpbureau.12
12 Insan Budi Maulana, 1999, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa, Citra
Aditya Bakti, Bandung hal.7-8
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Dalam periode 1945 hingga 1961, setelah Indonesia menjadi
negara merdeka, Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912 masih
tetap dilaksanakan. Pelaksanaan peraturan-peraturan yang dibuat pada
masa penjajahan itu didasarkan pada Pasal II, Aturan Peralihan Undang-
Undang Dasar 1945.13
Undang-Undang Merek di atas, kemudian diganti dengan UU No.
21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan atau disingkat
UU Merek 1961 yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan
mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Undang-Undang ini telah
diumumkan dalam Lembaran Negara No. 290 dari tahun 1961 dan
jelasnya tercantum dalam Tambahan Lembaran Negara no. 2341. 14
Dengan adanya Undang-Undang Merek tahun 1961 tidak berlaku lagi
Peraturan Hak Milik Industri tahun 1912. Akan tetapi dapat dikatakan,
bahwa banyak ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Merek
Tahun 1961 ini adalah sejalan dan boleh dikatan merupakan pengoperan
dari ketentuan dalam Peraturan Hak Milik Industri 1912. Undang-Undang
ini menerapkan sistem deklaratif atau first to use system15 yaitu titik berat
diletakkan pada pemakai pertama sehingga siapa yang memakai pertama
suatu merek, dialah yang dianggap berhak menurut hukum.
Di samping Peraturan Nasional tentang Merek dari tahun 1961,
Republik Indonesia juga turut terikat pada Konvensi Paris Union yang
khusus mengatur masalah-masalah merek dalam taraf internasional.
13 Ibid
14 Sudargo Gautama, 1993, Hukum Merek Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 14
15 Insan Budi Maulana, Op.Cit hal. 106
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Konvensi ini diadakan pada tanggal 20 Maret 1883, yang khusus diadakan
untuk memberikan perlindungan pada Hak Milik Industri (Paris Convention
for the Protection of Industrial Property). Teks yang berlaku untuk Republik
Indonesia adalah revisi dari dari teks Paris Convention yang dilakukan di
London pada tahun 1934. Republik Indonesia belum turut serta dalam
perbaikan-perbaikan dari pada Paris Union Convention ini yang telah
diadakan di Lisabon di tahun 1958 dan terakhir di Stockholm pada tahun
1967. Karena merupakan peserta pada Paris Convention ini, maka
Republik Indonesia juga turut serta pada apa yang dinamakan
“International Union for the Protection of Industrial Property” yaitu
Organisasi Uni Internasional khusus untuk memberikan perlindungan
pada Hak Milik Industri, yang sekarang ini sekretariatnya turut diatur oleh
Sekretariat Internasional WIPO (World Intellectual Property), berpusat di
Jenewa, Swiss. WIPO merupakan  salah satu dari 14 “specialized
agencies” dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Walaupun Indonesia terikat
pada ketentuan Paris Union, kita masih memiliki kebebasan untuk
mengatur Undang-Undang Merek sendiri, sepanjang itu tidak
bertentangan dengan ketentuan yang sudah dilakukan dalam Konvensi
Paris16
Menurut Sudargo Gautama, Undang-Undang Merek No. 21 Tahun
1961 sangat banyak mengandung kekurangan, terutama apabila dikaitkan
dengan kebutuhan perkembangan ekonomi perdagangan pasar bebas
16 Sudargo Gautama, Op.Cit hal. 15
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sehingga pada tanggal 28 Agustus diundangkan UU No. 19 Tahun 1992
tentang Merek dan berlaku efektif pada tanggal 1 April 1993. Secara
umum Undang-Undang Merek ini, banyak berorientasi pada konvensi
Paris, Revisi Stockholm Tahun 1967, dan sangat banyak persamaan
dengan Model Law tahun 1966 yang diintrodusir oleh BIRP I bekerjasama
dengan UNCTAD (United Confrence of Trade and Development). Dalam
upaya mewujudkan terbinanya sistem merek yang seragam (uniform
system), serta standar hukum yang beragam (unifield legal frame work),
diantara semua negara di bidang Merek.17
Sistem hukum yang digunakan pada UU No. 19 Tahun 1992 adalah
sistem konstitutif atau first to file principle yaitu mendasarkan pada sistem
pendaftaran dan adanya pendaftaran atas suatu merek merupakan bukti
adanya hak atas merek tersebut, tanpa perlu membuktikan apakah merek
itu kemudian digunakan dalam kancah perdagangan atau tidak. Dalam
sistem ini, Undang-Undang Merek mengakui adanya hak atas merek
apabila merek itu telah didaftar dan sistem ini dianut secara kaku.18
Sistem konstitutif juga digunakan pada UU No. 14 Tahun 1997
tentang Merek yang mulai disahkan pada tanggal 7 Mei 1997 setelah
Indonesia menandatangani perjanjian TRIP’S dan mengesahkan UU No. 7
Tahun 1994 sebagai pengesahan persetujuan perjanjian TRIP’S, yakni
Trade Related Aspects of Intellectual Property Including Trade in
Counterfeit Goods yaitu Aspek-aspek Hak Milik Intelektual termasuk
17 Insan Budi Maulana, Op.Cit hal. 106-107
18 Ibid
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perdagangan dalam barang palsu, yang mempunyai kaitan dengan
perdagangan. Di dalam undang-undang ini terdapat penambahan-
penambahan terutama di bidang hukum merek mengenai apa yang
diperlukan untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek secara
Internasional.
Dalam Bulan Juli 2001 oleh DPR telah diterima Rancangan
Undang-Undang mengenai Merek sebagai undang-undang. Kemudian
telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia saat itu pada
tanggal 1 Agustus 2001 dengan Nomor 15 Tahun 2001. Adapun alasan
diterbitkannya undang-undang ini yaitu salah satu perkembangan yang
kuat dan memperoleh perhatian seksama dalam masa yang akan datang
adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik bidang sosial, ekonomi,
budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya.19
Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah
menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan
bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Era
perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim
persaingan usaha yang sehat. Merek memegang peranan yang sangat
penting yang memerlukan sistem pengaturan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-
perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman
melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-
19 Sudargo Gautama, 2002, Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001, Citra Aditya Bakti,
Bandung, hal.1
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Undang Merek. 20 Dengan undang-undang ini terciptalah pengaturan
merek dalam satu naskah (single text) sehingga lebih memudahkan
masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam
undang-undang merek lama yang substantifnya tidak diubah, dituangkan
kembali dalam undang-undang ini.
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Merek
a. Pengertian Merek
Merek adalah salah satu asset yang sangat berharga bagi sebuah
perusahaan. Dengan merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik,
sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya.
Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat
berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus
meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional.21
Istilah merek sejauh ini diartikan dengan berbagai cara, tergantung
pada perspektif pemahaman atas fenomena merek itu sendiri. Dalam arti
klasik, merek dihubungkan dengan identifikasi sebuah produk dan
pembedaannya dari produk-produk para pesaing, baik dalam bentuk
pemakaian nama tertentu, logo spesifik, desain khusus, maupun tanda
dan simbol visual lainnya.22
20 Ermansyah Djaja, Loc.Cit
21 Tomi Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Graha Ilmu, Yogyakarta,
hal.209
22 Casavera, 2009, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 3
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Pengertian standar dari American Marketing Association yang
dirumuskan pada tahun 1960 menyatakan bahwa merek adalah nama,
istilah, simbol, atau desain, maupun kombinasi di antaranya yang
dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa seorang penjual
atau sekelompok penjual dan membedakannya dari barang atau jasa para
pesaing.23 Definisi serupa juga ditemukan dalam Pasal 1 butir 1 UU No.
15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa:
merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf,
angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur
tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam
kegiatan perdagangan barang dan jasa.
Selain berdasarkan batasan yuridis beberapa sarjana ada juga
memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:
1) H.M.N. Purwo Sutjipto, memberikan rumusan bahwa merek
adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu
dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain
yang sejenis.
2) Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau
merek dari aspek fungsinya, yaitu suatu merek dipergunakan
untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang
sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan
dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama,
jaminan terhadap mutunya.
23 Ibid
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3) Philip S. James MA, Sarjana Inggris, menyatakan bahwa a
trade mark is a mark used in conextion with good which a
trader uses in order to tignity that a certain type of good are
his trade need not be the actual manufacture of goods, in
order to give him the right to use a trademark, it will suffice if
they merely pass through his hand is the course of trade.
(Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh
seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan
bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang
kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak
perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk
memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek,
cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya
dalam lalu lintas perdagangan).24
Pada hakikatnya merek ada suatu tanda. Akan tetapi, agar tanda
tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda.
Yang dimaksudkan dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki
kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan
hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Suatu merek
haruslah mempunyai sifat yang khas dan yang lain dari yang lain.25
Dari pendapat-pendapat tersebut, maupun dari peraturan merek itu
sendiri, secara umum penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa merek
24 OK. Saidin, Op.Cit hal. 344-345
25 Suyud Margono, Op.Cit hal. 47
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adalah suatu tanda pemberi identitas atau pembeda pada barang atau
jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa
orang dengan barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh orang lain
agar dapat menunjukkan asal atau sumbernya serta dapat menjadi
jaminan atas mutu barang atau jasa tersebut.
b. Ruang Lingkup Merek
Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek meliputi
merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam UU No. 15 Tahun 2001
tentang Merek digunakan istilah merek dagang dan merek jasa,
sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah merek
barang karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan
sebagai lawan dari merek jasa. 26 Hal itu dapat dilihat dari pengertian
merek dagang dan merek jasa sebagai berikut:
1) Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang
yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
2) Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
26 Ahmadi Miru, 2005, Hukum Merek, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 11
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Merek dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang
sedangkan merek jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa
jasa.
Di samping merek dagang dan merek jasa, juga dikenal adanya
merek kolektif. Merek kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha
tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa.
Merek kolektif juga dapat berasal dari dua atau lebih badan usaha yang
bekerja sama untuk memiliki merek yang sama.27
Para pemilik merek yang terdaftar akan mendapatkan hak merek,
yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang
terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk dalam jangka waktu tertentu
menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan lisensi atau izin
kepada pihak lain. Berdasarkan hak merek tersebut, para pemilik merek
akan mendapat perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan
usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya diklaim oleh pihak lain.
Pemberian lisensi merek kepada pihak lain dapat mendatangkan
penghasilan berupa pembayaran royalti.
Pemberian lisensi merek berbeda dengan pemberian waralaba
(franchise). Jika dalam pemberian lisensi merek, pemilik merek hanya
meminjamkan mereknya kepada pihak lain, maka dalam bisnis waralaba
yang dipinjamkan oleh pemilik waralaba tidak hanya mereknya tetapi juga
proses produksi hingga tata cara pelayanan kepada para konsumen.
27 Iswi Hariyani, Op.Cit hal. 88
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Dengan demikian, pemilik waralaba, di samping memberikan lisensi
merek, juga dapat memberikan lisensi paten, lisensi rahasia dagang, dan
lisensi hak cipta.28
3. Jenis-Jenis Merek
Telah dikemukakan dalam pembahasan tentang pengertian merek
bahwa suatu merek adalah suatu tanda yang mempunyai kemampuan
atau daya untuk memperbedakan, namun belum dijelaskan tanda-tanda
apa saja yang dapat dijadikan merek. Berikut ini akan dibahas beberapa
tanda yang dapat dijadikan merek sebagaimana dirumuskan dalam
pengertian merek dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.29
1) Merek Merupakan Kumpulan Kata atau Kata-Kata
Merek yang terdiri atas satu kata atau sekumpulan kata-kata
adalah merupakan jenis merek yang paling banyak
digunakan. Merek kata sangat mudah dipromosikan dan
diiklankan karena merek kata ini dengan mudah dapat
menimbulkan kesan dalam ingatan para konsumen, baik
melalui pendengaran maupun melalui penglihatan.
Berdasarkan kuat/lemah daya pembedanya, merek kata ini
dapat dipisah-pisahkan menjadi berikut ini:
28 Ibid, hal. 89
29 Suyud Margono, Op.Cit hal. 55
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a) Kata Ciptaan
Kata atau kata-kata ciptaan ini adalah kata-kata yang
belum pernah dipakai sebelumnya, khusus diciptakan
untuk dipakai sebagai merek dagang, tidak mempunyai
suatu arti tertentu, dan karenanya mempunyai daya
pembedaan yang kuat.
Contoh:
(untuk sebuah perusahaan surat elektronik)
b) Kata Rangkaian
Suatu kata yang merupakan hasil rangkaian dari dua kata
atau lebih, yang dalam pemakaiannya sebagai merek.
Rangkaian ini tidak menyiratkan suatu arti tertentu, serta
tidak mengandung arti yang ada hubungannya dengan
sifat.
Contoh:
(Untuk ban kendaraan bermotor)
c) Kata Umum
Kata umum adalah kata-kata biasa yang dapat ditemukan
dalam kamus-kamus bahasa yang mengandung arti
tertentu, tetapi dalam penggunaannya sebagai merek
harus tidak mempunyai hubungan dengan barang-barang
yang ditandai dengan merek tersebut.
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Contoh:
(Untuk makanan mie instant)
d) Kata Kiasan
Kata-kata yang dalam penggunaannya sebagai merek,
dengan secara terselubung dan berkias mempunyai
hubungan dengan barang-barangnya, tetapi yang tidak
secara langsung menimbulkan kesan bahwa merek itu
menerangkan tentang barang-barangnya.
Contoh:
(Untuk produk minuman yang menerangkan air)
2) Merek Merupakan Penggabungan Huruf-Huruf
Huruf-huruf yang dipakai sebagai merek dapat bermacam-
macam entuknya, misalnya berupa inisial atau singkatan
saja, dengan atau tanpa titik-titik pemisah. Berupa gabungan
antara huruf-huruf dengan suatu desain atau pola gambar
tertentu, ditulis secara khusus atau berbentuk khusus atau
dalam bentuk monogram.
Contoh:
(Singkatan dari Bank Central Asia)
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3) Merek Merupakan Penggabungan Angka-Angka
Penggunaan angka-angka sebagai merek dagang
sebenarnya agak kurang lazim. Pada umumnya, merek-
merek yang terdiri atas angka-angka ini kurang memiliki
daya pembeda dan kurang berfungsi sebagai petunjuk asal
barang karena biasanya angka-angka tersebut lebih bersifat
sebagai tanda derajat mutu barang secara umum.
Contoh:
(Simbol turunan dari produk rokok)
4) Merek Menggunakan Gambar
Gambar ini termasuk dalam kategori “devices” yaitu yang
meliputi: tanda tangan, potret, gambar, lukisan, insignia,
emblem, dan monogram. Gambar ini merupakan jenis merek
yang paling awal dipergunakan untuk menandai barang-
barang dagangannya dan dalam banyak hal, merupakan
suatu jenis merek yang paling berharga di antara jenis-jenis
merek lain.
Contoh:
(Untuk produk makanan sehat)
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5) Merek Menggunakan Nama-Nama Orang Lain dan Lain-Lain
Seorang produsen atau pedagang biasanya berkeinginan
untuk menggunakan suatu merek yang masih ada
hubungannya atau mengandung unsur yang diambil dari
nama pribadinya.
Contoh:
(Untuk Salon Kecantikan)
6) Merek Menggunakan Susunan Warna
Sehubungan dengan penggunaan unsur warna sebagai ciri
khas suatu merek, dari judul tersebut dapat disimpulkan
bahwa satu warna saja sebagai sendirinya tidak dapat
dijadikan merek dari suatu barang. Hal ini adalah wajar,
mengingat terbatasnya jumlah warna-warna yang ada,
sehingga tidak seorang pun boleh memonopoli satu warna
tersebut dan menghalangi orang lain untuk menggunakan
warna yang sama bagi hasil-hasil produksinya.
Contoh:
(Untuk peramban web lintas platform)
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7) Merek Menggunakan Kombinasi Berbagai Unsur-Unsur
Suatu merek memang dapat terdiri atas gabungan antara
suatu kata dengan suatu sarana, suatu nama dengan potret,
suatu bentuk dengan suatu kata, dan sebagainya. Namun
demikian, jika kombinasi tersebut terdiri atas tanda-tanda
yang tidak dapat dijadikan merek karena tidak mempunyai
daya pembeda, maka besar kemungkinan kombinasinya
juga tetap tidak mempunyai daya pembedaan. Yang
dimaksud dengan memiliki daya pembeda dalam kombinasi
atas unsur-unsur tersebut, misalnya suatu segi tiga yang
tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek, tetapi apabila
segi tiga tersebut dikombinasikan dengan kata “triangle”
maka gabungan tersebut dapat menjadi suatu merek yang
mempunyai daya pembeda dan dapat didaftarkan.
Contoh:
(Gabungan warna, angka dan kata. Untuk sebuah mini
market)
4. Perlindungan Hukum Terhadap Merek
Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia saat ini diatur
berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan hasil
pembaharuan dari undang-undang merek lama, yaitu UU No. 19 Tahun
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1992 dan UU No. 14 Tahun 1997. Pada dasarnya perlindungan atas
merek merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap persaingan
curang yang adalah perbuatan melanggar hukum di bidang perdagangan.
Secara garis besar, perlindungan hukum atas merek ditujukan
kepada 2 kepentingan yang seolah-olah tidak ada hubungannya satu
sama lain atau bahkan bertentangan, yaitu kepentingan pemilik merek
(produsen) dan kepeningan konsumen. Sebenarnya, perlindungan atas
merek dagang bertujuan untuk melindungi 2 kepentingan tersebut secara
seimbang dan tidak berat sebelah. Secara menyeluruh, kepentingan-
kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum merek dapat dipisah-
pisahkan menjadi 4 kelompok berikut:30
1. Kepentingan pemilik merek untuk tidak diganggu gugat dalam
hubungan baiknya dengan para konsumen, yang telah dibina
olehnya di pasar melalui penggunaan suatu merek tertentu,
serta dalam harapan yang wajar untuk memperoleh langganan
tetap pada masa dating, yang kesemuanya itu terjamin oleh
pengenalan masyarakat kepada merek tersebut, yang
menunjukkan bahwa pemilik merek itu adalah produsen dari
barang yang bersangkutan.
2. Kepentingan para produsen atau para pedagang lainnya yang
bersaing untuk bebas memasarkan barang-barangnya dengan
memakai tanda-tanda umum yang dapat dipakai oleh siapa
30 Suyud Margono, Op.Cit, hal. 49
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saja, dan yang seharusnya tidak boleh dimonopoli oleh siapa
pun sehingga tidak merugikan kebebasan mereka untuk
menjual barang-barangnya dalam persaingan jujur dan sah.
3. Kepentingan para konsumen untuk dilindungi terhadap praktik-
praktik yang cenderung hendak menciptakan kesan-kesan yang
dapat menyesatkan dan menipu atau membingungkan mereka,
dengan cara memengaruhi pikiran mereka bahwa suatu
perusahaan adalah sama dengan perusahaan lain, atau hasil-
hasil dari suatu perusahaan itu juga berasal dari perusahaan
yang lain tersebut.
4. Kepentingan umum untuk memajukan perdagangan yang jujur
di pasar-pasar, serta untuk mencegah timbulnya praktik-praktik
yang tidak jujur dan pula bertentangan dengan norma-norma
kepatutan dalam perdagangan.
Para produsen dan pedagang di negara manapun mereka berada,
membangun reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada usaha mereka
melalui merek yang dipergunakan. Dalam hubungan ini, para pesaing
yang tidak jujur akan dapat terlalu lama mempertahankan kedudukannya
di pasar yang diperoleh secara curang, apabila mereka dibiarkan
menghancurkan daya pembeda dari merek-merek yang digunakan untuk
mengenali kegiatan perdagangan yang menandai barang-barang
dagangan, dengan cara meniru merek dan melanggar hak orang lain atas
merek-merek tersebut. Akhirnya bukan hanya pengusaha yang jujur saja
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yang dirugikan, tetapi juga para konsumen. Oleh karena itu, para
konsumen di manapun mereka berada, harus dilindungi terhadap
penipuan yand dilakukan dengan cara memalsukan merek yang sudah
dikenal oleh mereka sebagai merek dari barang-barang yang bermutu
baik.
Dapat disimpulkan bahwa tujuan perlindungan hukum atas merek
adalah untuk sedapat mungkin secara seimbang melindungi kepentingan
semua pihak, yaitu para produsen di satu pihak dan para konsumen di
pihak lainnya.31
B. Pendaftaran Merek di Indonesia
1. Syarat Pendaftaran Merek
UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menganut Sistem Konstitutif,
yaitu hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar.
Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia yang ditandatangani pemohon atau kuasanya.
Sebelum mendaftarkan suatu merek, ada syarat yang harus
dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai
suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai
merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah
adanya daya pembedaan yang cukup. Dengan kata lain tanda yang
dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup
31 Ibid, hal. 50
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kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan
atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang
dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena
adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat
dibedakan.32
Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh
Direktorat Hak Kekayaan Intelektual karena permohonan pendaftaran
merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu:
a. tidak dapat didaftarkan;
b. harus ditolak pendaftarannya
c. diterima/didaftar
Dalam bahasa sehari-hari kata “tidak dapat didaftarkan” dan “harus
ditolak pendaftarannya” tentu tidak memiliki perbedaan yang berarti
karena semua berakibat tidak diterimanya permohonan pendaftaran
merek atau tidak didaftarkannya merek tersebut sehingga apabila pihak
yang mendaftar merek mengalami salah satu di antara kedua hal tersebut,
mungkin sama “menyakitkannya”. Namun, kalau dicermati kedua hal
tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada latar
belakang yang dipertimbangkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual
untuk tidak menerima permohonan tersebut.
Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan
yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang
32 OK. Saidin, Op.Cit hal. 348
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beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak
dan jujur tanpa ada niat pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak
ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat
kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang,
mengecoh, atau menyesatkan konsumen.33
Ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur lebih
lanjut apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak
dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 15
Tahun 2001 tentang Merek bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila
mengandung salah satu unsur di bawah ini:
a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
b. tidak memiliki daya pembeda
c. telah menjadi milik umum; atau
d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa
yang dimohonkan pendaftaran.
Selanjutnya Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek juga
memuat ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu:
1) Permohonan harus ditolak Direktorat Jenderal apabila merek
tersebut:
33 Ahmadi Miru, Op.Cit hal. 14
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a. mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya
dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih
dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan merek yang sudah terkenal;
c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak
sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila
merek tersebut:
a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau
nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas
persetujuan tertulis dari yang berhak.
b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan
nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem negara
atau lembaga nasional maupun internasiona, kecuali atas
persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau
stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga
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pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang
berwenang.
Apabila memerhatikan ketentuan tentang kriteria merek yang tidak
dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat
dikatakan bahwa perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat
didaftar dan yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang
dirugikan.
Jika suatu merek kemungkinannya akan menimbulkan kerugian
bagi masyarakat secara umum, merek tersebut tidak dapat didaftarkan.
Sementara itu, apabila merek tersebut dapat merugikan pihak-pihak
tertentu, merek tersebut ditolak pendaftarannya. Atau lebih sederhana lagi
dapat dikatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek
yang tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak yaitu
merek yang akan merugikan pihak lain.34
Pemakaian sesuatu merek dalam praktek juga membawa
pengaruh. Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat,
maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembedaan yang
cukup sehingga diterima sebagai merek.
2. Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek
Tentang tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut UU No.
15 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 7 yang menentukan bahwa:
34 Ibid, Op.Cit hal. 20
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1) Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan
mencantumkan:
a. tanggal, bulan, dan tahun;
b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan
diajukan melalui kuasa;
d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan
pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
e. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama
kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
2) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri
dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau
badan hukum.
4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
5) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon
yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua
nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat
sebagai alamat mereka.
6) Dalam hal permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu
dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan
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melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang
mewakilkan.
7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud diajukan melalui
kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua
pihak yang berhak atas merek tersebut.
8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan
Hak Kekayaan Intelektual.
9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat
sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan
peraturan pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya
diatur dengan keputusan presiden.
Surat permintaan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani
oleh pemilik merek atau kuasanya. Jika permintaan pendaftaran merek
tersebut diajukan lebih dari satu orang atau diajukan oleh badan hukum
yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut maka nama
orang-orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan tersebut
harus dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai
alamat mereka. Namun untuk penandatangannya haruslah ditetapkan
salah seorang dari mereka atau badan hukum tersebut dengan
melampirkan persetujuan tertulis dari orang-orang atau badan hukum
yang lain yang tidak ikut menandatangani tetapi jika permintaan
pendaftaran merek itu diajukan melalui kuasanya, maka surat kuasa untuk
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itu harus ditandatangani oleh semua orang yang berhak atas merek
tersebut.35
Pada prinsipnya, permohonan merek dapat dilakukan untuk lebih
dari satu kelas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan Trademark
Law Treaty yang telah diratifikasi dengan keputusan Presiden No. 17
Tahun 1997. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 mengatur
bahwa permohonan untuk 2 kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat
diajukan dalam satu permohonan dan permohon tersebut harus pula
menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas
barang yang dimohonkan pendaftarannya.36
Dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang bertempat
tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Indonesia, dalam
permohonan pendaftaran mereknya wajib mendaftarkan melalui domisili
kuasanya sebagai domisili hukumnya di Indonesia.
3. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek
a. Pemeriksaan Administratif
Direktorat Jenderal HKI akan melakukan pemeriksaan terhadap
kelengkapan persyaratan pendaftaran permohonan merek. Dalam hal
terdapat kekurangan dalam hal pemenuhan persyaratan, maka direktorat
akan meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam
waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat
35 OK. Saidin, Op.Cit hal. 369
36 Suyud Margono, Op.Cit hal. 80
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(stempel pos) permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan
tersebut.
Apabila kelengkapan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu
tersebut di atas, Direktorat Jenderal HKI akan memberitahukan secara
tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya diangap
telah ditarik kembali dan segala biaya yang telah dibayarkan kepada
Direktorat Jenderal HKI tidak dapat ditarik kembali.37
Apabila seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi oleh
pemohon, terhadap permohonan tersebut diberikan tanggal penerimaan
(filling date) yang dicatat di Direktorat Jenderal HKI. Tanggal penerimaan
mungkin terjadi sama dengan tanggal pengajuan permohonan apabila
seluruh persyaratan telah dipenuhi pada saat pengajuan permohonan.
Apabila pemenuhan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah
tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai tanggal
penerimaan. Terhadap perubahan atas permohonan merek tersebut, oleh
undang-undang hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama/alamat
pemohon atau kuasanya.
Selama belum mendapatkan keputusan dari Direktorat Jenderal
HKI, permohonan dapat ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya.
Artinya, bahwa sebelum adanya keputusan dari pihak Direktorat Jenderal
HKI atas permohonan tersebut belum terdapat akibat hukum yang
signifikan bagi pemohon. Di samping itu, juga tidak mempersulit proses
37 Ibid hal. 82
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administrasi yang menimbulkan akibat hukum tertentu jika pengajuan
penarikan permohonan dilakukan setelah terdapat putusan atas
permohonan merek tersebut.
Dalam hal penarikan kembali permohonan merek tersebut
dilakukan oleh kuasanya, penarikan tersebut harus dilakukan berdasarkan
surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali permohonan
merek tersebut. Dengan dilakukannya penarikan permohonan merek,
segala biaya yang telah dikeluarkan atau dibayarkan kepada pihak
Direktorat Jenderal HKI tidak dapat ditarik kembali.
b. Pemeriksaan Substantif
Setelah dipenuhinya seluruh syarat permohonan pendaftaran
merek dan telah ditetapkan oleh pihak direktorat sebagai tanggal
penerimaan (filling date), selanjutnya dalam 30 hari terhitung sejak filling
date tersebut Direktorat Jenderal HKI akan melakukan pemeriksaan
substantif. Jangka waktu pemeriksaan substantif tersebut dilakukan paling
lama 9 bulan. Terhadap pemeriksaan substantif tersebut dilaksanakan
oleh pemeriksa pada Kantor Merek Direktorat Jenderal HKI. Atas hasil
pemeriksaan, pemeriksa merek (trademark examiner) selanjutnya akan
melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tersebut
dapat disetujui untuk didaftar atas persetujuan Direktur Jenderal yang
selanjutnya akan diumumkan dalam berita resmi merek.
Dalam hal pemeriksa melaporkan bahwa hasil pemeriksaan
substantif, yaitu bahwa permohonan tidak dapat didaftarkan atau ditolak
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atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara
tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan
alasannya.38
4. Pengumuman Pendaftaran Merek
Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI
setelah suatu permohonan disetujui untuk didaftar adalah dalam waktu
paling lama 10 hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk
didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan permohonan tersebut dalam
Berita Resmi Merek.
Pengumuman tersebut berlangsung selama tiga bulan, di mana
tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal
dalam Berita Resmi Merek, dan pengumuman tersebut dilakukan dengan:
a. menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan
secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
b. menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah
serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh
Direktorat Jenderal.
Sarana khusus yang dimaksud yang disediakan oleh Direktorat
Jenderal adalah papan pengumuman. Namun, apabila keadaan
memungkinkan, sarana khusus itu akan dikembangkan antara lain dengan
microfilm, microfiche, CD-ROM, internet, dan media lainnya.
38 Ibid
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Penggunaan berbagai sarana baik secara kumulatif atau alternatif
(tergambar dari kata “dan/atau”) untuk mengumumkan merek yang sudah
disetujui pendaftarannya akan lebih memudahkan khalayak
ramai/konsumen untuk mengetahui keberadaan merek tersebut, serta
segala informasi lainnya yang terkait dengan merek itu. Dengan demikian,
pengumuman tersebut memberikan kesempatan seluas mungkin kepada
masyarakat untuk menilai apakah merek tersebut memang seharusnya
layak didaftar atau sebaliknya merek tersebut seharusnya ditolak
pendaftarannya atau tidak dapat didaftar sebagai merek.
Selama jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat
mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas
permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan dapat
diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek
yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan UU
No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat didaftar atau ditolak.
Dalam hal terdapat keberatan, Direktorat Jenderal dalam waktu
paling lama 14 hari sejak tanggal penerimaan keberatan, mengirimkan
salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada pemohon atau
kuasanya. Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan
terhadap keberatan tersebut kepada Direktorat Jenderal. Sanggahan
diajukan secara tertulis paling lama 2 bulan sejak tanggal penerimaan
salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal HKI.
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Dalam hal terdapat keberatan pihak lain, Direktorat Jenderal
menggunakan keberatan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam
pemeriksaan kembali permohonan yang telah selesai diumumkan.
Pemeriksaan kembali diselesaikan paling lama 2 bulan sejak berakhirnya
jangka waktu pengumuman. Direktorat Jenderal memberitahukan secara
tertulis kepada pihak yang berkeberatan mengenai hasil pemeriksaan
kembali. Jika keberatan tersebut dapat diterima, maka Direktorat Jenderal
memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan
tidak dapat didaftar alias ditolak, sehingga pemohon atau kuasanya dapat
mengajukan banding. Sebaliknya, jika keberatan tersebut tidak dapat
diterima, maka atas persetujuan Direktur Jenderal permohonan
dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.
Dalam hal tidak ada keberatan, Direktorat Jenderal menerbitkan
dan memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya paling
lama 30 hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.
Dalam hal keberatan tidak dapat diterima, Direktorat Jenderal menerbitkan
dan memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya paling
lama 30 hari sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar
dalam Daftar Umum Merek.39
39 Iswi Hariyani, Op.Cit hal.98
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5. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek
Penghapusan dan pembatalan merek terdaftar pada hakikatnya
sama, yaitu untuk mencoret merek terdaftar tersebut dalam Daftar Umum
Merek. Perbedaan penghapusan dan pembatalan merek terdaftar terletak
pada alasan yang harus dikemukakan agar merek terdaftar tersebut dapat
dinyatakan hapus atau dinyatakan batal dan penghapusan pendaftaran
merek tersebut mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas
merek yang bersangkutan.
Tentang penghapusan dan pembatalan merek ini diatur dalam
Pasal 61 sampai 72 UU No. 15 Tahun 2001. Ada 2 cara untuk
penghapusan pendaftaran merek, yaitu:
1) atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI.
2) atas prakarsa sendiri yaitu berdasarkan permintaan pemilik
merek yang bersangkutan.
Untuk penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri
undang-undang tidak menentukan persyaratannya, sedangkan
penghapusan pendaftaran merek berdasarkan prakarsa Direktorat
Jenderal dapat pula diajukan oleh pihak ketiga. Pengajuan permintaan
tersebut dilakukan dengan gugatan melalui: Pengadilan Jakarta Pusat
atau Pengadilan Niaga.
Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat diajukan upaya
kasasi. Isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (hal
mana putusan berkekuatan hukum tetap tersebut diperoleh melalui
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putusan kasasi). Isi putusan segera disampaikan oleh panitera pengadilan
yang bersangkutan kepada pihak Direktorat Jenderal setelah tanggal
putusan diucapkan.
Semua penghapusan pendaftaran merek, dilakukan oleh Direktorat
Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum
Merek, untuk itu harus pula diberikan catatan tentang alasan dan tanggal
penghapusan tersebut. Untuk selanjutnya diberitahukan secara tertulis
kepada pemilik merek atau kuasanya, dengan menyebutkan alasannya
dan disertai dengan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari
Daftar Umum Merek maka Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan
tidak berlaku lagi.40
Penghapusan hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang
cukup bahwa merek yang bersangkutan:
a. Tidak dipakai (nonuse) brturut-turut selama 3 tahun atau lebih
dalam perdagangan barang tau jasa terhitung sejak tanggal
pendaftaran atau pemakaian terakhir. Namun demikian apabila
ada alasan yang kuat mengapa merek itu tidak digunakan,
Direktorat Jenderal dapat mempertimbangkan untuk tidak
dilakukan penghapusan atas merek tersebut.
b. Dipakai untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan
jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau
tidak sesuai dengan merek yang didaftar.
40 OK. Saidin, Op.Cit, hal. 394
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Bagi pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus baik oleh
Direktorat Merek maupun oleh pihak ketiga, ada upaya hukum yang dapat
dilakukan. Apabila merek dihapus oleh Direktorat Merek, pemilik merek
yang mereknya dihapus dapat mengajukan gugatan penghapusan merek
ke Pengadilan Niaga sedangkan bagi pemilik merek yang mereknya
dihapus oleh pihak ketiga berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dapat
mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga tersebut.41
Pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus baik Direktorat
oleh Direktorat Merek maupun oleh putusan pengadilan harus memiliki
bukti bahwa merek tersebut masih dipergunakan. Doktrin pembuktian
dalam hukum acara perdata dapat digunakan oleh pemililk merek yang
keberatan mereknya dihapus. Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa yang
disebut sebagai alat bukti42:
1. Bukti surat; merupakan bukti yang utama yang berupa dokumen
atau akta yang di dalamnya ditandatangani dan berisi perbuatan
hukum.
2. Bukti saksi; pada umumnya yang menjadi saksi itu adalah orang
yang harus dapat memberikan keterangan dari hal-hal yang
dilihat, didengar atau pun diraba sendiri.
3. Persangkaan; atau juga dugaan tentang suatu kejadian yang
harus didasarkan pada hal-hal yang telah terbukti, dan Hakim
juga harus berkeyakinan bahwa hal-hal yang telah terbukti itu
41 Dwi Rezki Sri Astarini, 2009, Penghapusan Merek Terdaftar, PT. Alumni, Bandung, hal. 20
42 Ibid
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boleh menimbulkan dugaan terhadap terjadinya suatu peristiwa
lain.
4. Pengakuan; merupakan keterangan yang apabila diakui oleh
seseorang yang melakukan kesalahan, tidak ada jalan lain bagi
Hakim selain menghukum orang tersebut.
5. Sumpah; merupakan cara untuk menguatkan keterangan
seseorang dalam suatu perkara.
Adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek
yang keberatan mereknya dihapus baik oleh Direktorat Merek maupun
oleh pihak ketiga, merupakan usaha pemerintah untuk memberikan
jaminan kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum serta
menghargai hak asasi manusia, karena kekuatan nasional suatu bangsa
bergantung kepada kemajuan dan kemampuannya menghasilkan HKI
termasuk juga melindungi HKI yang pada akhirnya dapat memberikan
kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.43
Selanjutnya mengenai pembatalan merek, pembatalan dan
pencoretan pendaftaran merek memberikan akibat hukum dan
berakhirnya perlindungan hukum atas merek tersebut. Setelah pemilik
merek yang tidak terdaftar mengajukan permohonan kepada pihak
Direktorat Jenderal, pengajuan pembatalan merek dapat dilakukan
dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga.
43 Ibid, hal. 21
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Pasal 68 (1) UU No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa gugatan
pembatalan pendaftaran merek diajukan berdasarkan alasan yang
terdapat dalam pasal 4, 5, dan 6. Pasal 4 menyatakan bahwa merek tidak
didaftar oleh pemohon beritikad tidak baik. Pasal 5 menyatakan bahwa
merek tidak dapat didaftarkan bila bertentangan dengan undang-undang,
tidak memiliki daya pembeda, merek menjadi milik umum, dan merupakan
keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan
pendaftaran. Dan pasal 6 menyatakan bahwa permohonan merek ditolak
bila mempunyai persamaan dengan merek milik pihak lain, dengan merek
yang sudah terkenal milik pihak lain, serta dengan indikasi geografis yang
sudah terkenal. Permohonan merek juga harus ditolak oleh Direktorat
Merek bila merek tersebut menyerupai nama orang terkenal, bendera,
lambang negara, cap resmi Negara kecuali atas persetujuan tertulis dari
pihak yang berwenang.44
Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan
dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan
pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek tersebut
bertentangan dengan moral, kesusilaan, termasuk pula pengertian unsur-
unsur yang bertentangan dengan ketertiban umum. Terhadap putusan
pengadilan niaga yang memustukan gugatan pembatalan semacam ini
hanya dapat diajukan ke kasasi Mahkamah Agung. Isi putusan segera
44 Ibid, hal. 54
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disampaikan oleh Panitera pengadilan kepada Direktorat Jenderal setelah
tanggal putusan diucapkan.
Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal
dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek
dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan
tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada
pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan
dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum
Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.45
C. Tinjauan Umum tentang Mendoan
Mendoan mungkin bagi sebagian orang, masih asing di telinga
dengan nama kuliner tradisonal Indonesia ini. Namun, untuk sebagian
besar masyarakat yang ada di Pulau Jawa, nama makanan kuliner tempe
mendoan bukanlah hal yang asing. Kuliner tempe mendoan sering kita
temukan bila kita mengunjungi kawasan Jawa Tengah, khususnya di
kawasan daerah Banyumas, Cilacap, Purwokerto dan sekitarnya.
Kata mendoan dianggap berasal dari bahasa Banyumas, mendo
yang berarti setengah matang atau lembek. Mendoan berarti memasak
dengan minyak panas yang banyak dengan cepat sehingga masakan
tidak matang benar. Bahan makanan utama mendoan adalah tempe.
Adapun yang terkandung dalam mendoan yaitu energi sebesar 92
45 OK. Saidin, Op.Cit, hal. 396
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kilokalori, protein: 4,89 gram, karbohidrat: 16,19 gram, lemak: 1,04 gram,
kalsium: 26 miligram, fosfor: 47 miligram, dan zat besi: 2,01 miligram.
Selain itu di dalam Mendoan juga terkandung vitamin A sebanyak 9 IU,
dan vitamin B1: 0,05 miligram. Hasil tersebut didapat dari melakukan
penelitian terhadap 100 gram Mendoan, dengan jumlah yang dapat
dimakan sebanyak 100 %.46
46 Mendoan, https://id.wikipedia.org/wiki/Mendoan, diakses Jumat, 27 November pukul 21.26
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penulis dalam penulisan skripsi ini melakukan penelitian untuk
memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta, dan informasi
yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang
relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi
sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proporsional.
Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang beralamat di Jl. H.R.
Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan. Penulis juga mencari data dan
informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang
dibahas dalam kasus ini guna mempermudah pembahasan dan
penyelesaian penulisan.
B. Jenis dan Sumber Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan
dalam dua jenis, yaitu:
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1. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil
wawancara dan penelitian secara langsung dengan Kasubit
Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Bidang Merek Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan juga para konsumen
tempe mendoan untuk memberikan keterangan-keterangan
yang dibutuhkan dengan judul penulis.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi
kepustakaan berupa buku-buku yang membahas tentang
merek, peraturan perundang-undangan, internet, dan sumber
bacaan lainnya.
C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua metode
penelitian, yaitu:
1. Penelitian Pustaka (Library Research)
Penelitian pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan
sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari
buku-buku, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan
penelitian ini.
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2. Wawancara (Interview)
Sehubungan dengan kelengkapan data yang akan
dikumpulkan maka penulis melakukan wawancara dengan
pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan
dengan judul yang ditulis.
D. Metode Analisis Data
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer
maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan
secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan
menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan
erat dengan penulisan ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup
semua data penelitian yang telah diperoleh dari wawancara, agar
membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini sehingga
dapat memecahkan objek permasalahan yang diteliti.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Analisis hukum terhadap kata “Mendoan” sebagai kata yang
telah menjadi milik umum yang didaftarkan sebagai sebuah
merek berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
Data di www.dgip.go.id , merek “Mendoan” dengan Nomor 237714
terdaftar sejak 23 Februari 2010 dan akan berakhir pada 15 Mei 2018
untuk jenis barang: keripik tempe dan segala macam masakan matang
yaitu daging ayam, daging sapi, daging burung, daging babi, masakan
hasil laut yaitu udang, ikan, kerang dan seterusnya yang termasuk barang
kelas 29.
Berdasarkan Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa
merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di
bawah ini:
a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
b. tidak memiliki daya pembeda
c. telah menjadi milik umum; atau
d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau
jasa yang dimohonkan pendaftaran.
Merek “Mendoan” terkait pasal tersebut di atas pada huruf (c) yaitu
telah menjadi milik umum. Tanda- tanda yang telah menjadi milik umum
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tidak dapat dipakai sebagai merek dagang/jasa. Termasuk dalam
pengertian ini ialah tanda-tanda atau lukisan kata, dan lain sebagainya
yang telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas oleh masyarakat,
sehingga tidak lagi dapat berfungsi secara khusus sebagai tanda
pengenal barang-barang hasil produksi seseorang tertentu saja. Contoh
dalam penjelasan Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu
gambar tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang secara umum
telah diketahui sebagai tanda bahaya, oleh karena itu tidak dapat
digunakan sebagai merek.47
Pengertian telah menjadi milik umum tidak hanya dalam arti telah
menjadi milik publik (public domain), namun berkaitan juga dengan nama
jenis (soortnaam, generic term). Nama jenis dimaksud adalah kata-kata
yang umum dan biasa dipakai dalam kegiatan perindustrian dan
perdagangan untuk menamai jenis atau kelas dari barang-barang tertentu.
Nama jenis ini pada umumnya tidak didaftarkan dan dilindungi sebagai
merek dagang untuk barang yang bersangkutan. Pengecualian tersebut
memang tepat, karena kata-kata tersebut sudah demikian lazimnya
digunakan oleh semua orang untuk menyebut jenis barang yang
bersangkutan, sehingga sudah selayaknya apabila tidak seorang pun
boleh mengaku sebagai satu-satunya orang yang berhak memakai kata
47 Suyud Margono, Op.Cit, hal. 71
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tersebut atau sebagai satu-satunya orang yang telah memakai kata
tersebut sebagai merek.48
Merek yang memakai istilah umum (generic term) merupakan
tanda-tanda yang menggambarkan genus dari produknya. Generic term
diterapkan pada produk dan bukan sekadar pada terminologi yang
digunakan yang sekadar bersifat menggambarkan produk. Pada kata ini
merujuk tes pemahaman konsumen atas kata tersebut. Setiap klaim atas
generic term untuk memperoleh hak eksklusif merek harus ditolak karena
pengaruhnya akan memberikan hak monopoli tidak hanya pada tanda
yang digunakan sebagai merek, tetapi juga pada produk. Hal ini membuat
merek tersebut tidak berdaya saing untuk dapat secara efektif memberi
nama pada produk yang diusahakan untuk dijualnya.49Menurut penulis,
pendapat di atas tidak tepat karena klaim atas generic term atau telah
menjadi milik umum adalah syarat absolut tidak dapat diterimanya sebuah
merek. Sedangkan merek yang ditolak pendaftarannya adalah jika merek
yang ingin didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek
lain yang sudah terdaftar atau merupakan atau menyerupai nama orang
terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain tanpa
persetujuan tertulis dari pihak yang berhak.
Dapat pula digunakan kamus sebagai pedoman untuk mengetahui
apakah suatu kata yang akan dijadikan merek merupakan nama jenis
barang yang bersangkutan atau tidak. Apabila kata tersebut terdapat di
48 Ibid, hal. 72
49 Rahmi Janed, Op. Cit, hal. 81
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dalam kamus dengan pengertian yang menunjukkan barang itu sendiri
atau yang erat hubungannya dengan barang tersebut, maka kata itu tidak
dapat berfungsi sebagai merek dari barang yang bersangkutan karena
tidak mempunyai daya pembeda untuk membedakan asal atau sumber
dari barang-barang sejenis yang berbeda asalnya. Lagi pula, setiap
produsen atau pedagang mempunyai hak yang sama untuk menggunakan
kata tersebut guna menyebutkan barangnya.50
Dapat timbul masalah dalam hal kata yang dipersoalkan terdapat
dalam kamus, tetapi tidak lazim dipergunakan dalam bahasa percakapan
sehari-hari untuk menyebutkan barang yang bersangkutan, atau jika kata-
kata itu secara tidak langsung berhubungan dengan barang termaksud.
Dalam hal timbul masalah seperti itu, maka keputusan yang diambil harus
didasarkan kepada keberatan hukum yang mendasar tentang tidak
mungkinnya suatu kata dimonopoli oleh seorang pengusaha jika kata
tersebut dapat digunakan secara umum untuk menyebut atau
menjelaskan barang-barang yang dimaksudkan oleh kata tersebut.51
Adapun kata umum yang memiliki kemampuan untuk menjadi
pembeda setelah pengembangan dari asosiasi konsumen atau
membangun pengertian kedua (secondary meaning) yang menimbulkan
pengakuan konsumen atas daya pembeda akan dilindungi hukum merek
yang mencakup tanda yang bersifat descriptive, deceptive misdescriptive
dan personal names. Sering kali ada tumpang tindih antara tanda yang
50 Suyud Margono, Op.Cit hal. 72
51 Ibid, hal. 73
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bersifat descriptive yang dapat didaftarkan sebagai merek dan tanda yang
bersifat generic yang tidak akan pernah memiliki daya pembeda dan tidak
akan pernah dapat didaftarkan sebagai merek. Lazimnya, produsen
menggunakan nama umum yang bersifat descriptive untuk menjelaskan
jenis produk. Merek dari kata generic artinya tidak ada terminologi
alternatif yang secara umum digunakan untuk secara fungsional
mengomunikasikan produk. Merek dari kata generic misalnya, kata
kopi/coffee untuk produk kopi, gula/sugar untuk produk gula, beras/rice
untuk produk beras, roti/bread untuk produk roti.52
Bahkan ada pula tanda yang semula bersifat descriptive menjadi
generic, sehingga hapus perlindungan hukumnya karena tidak ada lagi
memiliki daya pembeda, seperti dalam kasus Thermos untuk produk
thermos container penyimpan panas atau dingin dan Aspirin untuk obat
sakit kepala. Sebaliknya, tanda yang bersifat descriptive atau tanda yang
berasal dari kata yang sekadar bersifat menggambarkan produk, masih
dapat membangun daya pembeda. Tanda yang semula bersifat
descriptive dengan membangun secondary meaning melalui penggunaan
dapat dianggap memiliki daya pembeda dengan memperoleh pengakuan
konsumen. Tanda descriptive ini dapat dilindungi berdasarkan hukum
merek, seperti kata Supermie untuk produk mie dan Aqua untuk produk air
mineral.53
52 Rahmi Janed, Op.Cit hal. 65
53 Ibid, hal. 66
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Contoh pada merek Supermie berarti mie dengan kualitas super
(primary meaning), tetapi melalui penggunaan konsumen mengakui
sebagai merek mie produksi PT Indofood Sukses Makmur Tbk (secondary
meaning) dan juga contoh aqua yang mempunyai arti utama adalah benda
cair yang tidak berasa dan tidak berwarna (primary meaning), tetapi
secara faktual konsumen mengakui Aqua sebagai merek untuk produk air
mineral yang diproduksi PT Golden Missisippi yang sekarang sudah
diambil alih oleh Danone (secondary meaning). Namun jika pemahaman
publik tidak berubah, maka merek Supermie dan Aqua tidak dapat
didaftarkan sebab pemahaman publik telah menyatakannya sebagai suatu
tanda descriptive.54
Selain tanda descriptive, ada pula tanda deceptive misdescriptive
dan personal names.  Yang dimaksud dengan deceptive misdescriptive
ialah merek yang tidak akurat atau memberikan penggambaran yang
keliru tentang karakter, kualitas, fungsi, komposisi, atau penggunaan
produk atau bahkan dengan tata bahasa yang salah, masih dapat didaftar
dengan membangun secondary meaning mengakibatkan konsumen
percaya bahwa merek tersebut menggambarkan produk. Contohnya
seperti Baby Dry untuk produk diapers bayi, Citi bank untuk jasa
perbankan, dan juga Mendoan termasuk merek yang merupakan tanda
misdescriptive karena merek mendoan dalam hal ini tidak akurat dalam
menggambarkan produk dan mempunyai komposisi yang berbeda.
54 Ibid, hal. 77
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Diketahui, arti dari kata mendoan sendiri merupakan tempe yang digoreng
setengah matang tetapi barang yang didaftarkan berupa tempe yang
digoreng kering layaknya keripik tempe. Sedangkan yang dimaksud
personal names ialah nama pribadi meski dalam beberapa hal daya
pembedanya rendah, namun dapat didaftarkan jika membangun
secondary meaning melalui penggunaannya. Penggunaan untuk
mencapai daya pembeda guna membangun presepsi konsumen disebut
juga secondary meaning. Merek yang merupakan nama orang lazimnya
digunakan untuk produk jasa. Contohnya seperti merek salon dan spa
Martha Tilaar, merek restoran ayam goring Suharti, merek konsultan
manajemen Price Water House Cooper, dan merek konsultan hukum
Markus Sajogo.55
Sebelum mendaftarkan merek yang memakai istilah umum, pemilik
merek harus membangun secondary meaning terlebih dahulu.
Penggunaan harus secara layak yang disertai bukti meliputi, tempat,
waktu, hakikat, dan luasnya penggunaan. Bukti dapat didukung dengan
dokumen, dan hal-hal lain yang mendukung seperti, pembungkus, label,
daftar harga, catalog, invoice, foto, periklanan, dan pendapat masyarakat
dari hasil survey. Di Uni Eropa, secondary meaning ini harus dibangun di
dalam wilayah Eropa, karena penggunaan merek di luar Eropa tidak
mencukupi. Namun demikian, tidak ada persyaratan khusus bahwa produk
harus dipasarkan dalam wilayah Eropa, namun tentu ini akan sangat
55 Ibid, hal. 78-79
57
membantu, juga pegiklanan dalam wilayah dalam Eropa sudah memenuhi
ketentuan penggunaan.56
Hal ini berbeda dengan Amerika karena pengiklanan melalui
internet sudah cukup, walaupun tidak secara aktual mereknya digunakan.
Pembuktian penggunaan untuk membangun secondary meaning ini harus
dilakukan sebelum merek didaftarkan untuk menghindari penolakan
karena merek tidak memiliki cukup daya pembeda atau sangat lemah
daya pembedanya. 57 Dalam pembahasan di atas, penulis mengutip
beberapa pandangan dari dunia barat. Pengutipan ini tidaklah berarti kita
harus berkiblat ke barat, tetapi pengutipan ini dimaksudkan untuk
mempertajam analisis.58
Secondary meaning di Amerika dapat dibuktikan melalui: (a) direct
evidence: kesaksian konsumen, survey konsumen, atau (b) indirect
evidence: penggunaan (eklusivitas, lama, dan cara), jumlah dan cara
pengiklanan, jumlah penjualan pada konsumen, pangsa pasar, bukti
adanya kehendak pihak lain untuk meniru merek. 59 Untuk mengetahui
apakah merek Mendoan telah membangun secondary meaning atau tidak,
penulis melakukan wawancara kepada beberapa konsumen untuk
menanyakan apa arti mendoan menurut mereka. Berdasarkan hasil
wawancara yang dilakukan, penulis mendapatkan informasi dari beberapa
konsumen sebagai berikut:
56 Ibid, hal. 135
57 Rahmi Janed, Loc.Cit
58 J.E. Sahetapy, 2009, Runtuhnya Etik Hukum, PT. Kompas Media Grup, Jakarta hal. 183
59 Rahmi Janed, Op.Cit hal. 75
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 Rushnatul mengakatakan bahwa, “Mendoan itu tempe yang
digoreng tetapi tidak garing, biasa disebut setengah matang.”
 Dedek mengakatan bahwa, “Mendoan itu tempe yang diberi
bumbu dan daun bawang lalu digoreng tetapi hasil gorengannya
tidak terlalu matang karna masih berwarna putih.”
 Fauziah mengatakan bahwa, “Mendoan itu tempe yang
digoreng dengan tepung tapi rasanya sedikit berbumbu.”
 Wiyasih mengatakan bahwa, “Mendoan itu tempe lembek yang
mungkin setengah matang lalu dimakan pakai sambal kecap.”
 Rustam mengatakan bahwa, “Mendoan itu tempe diberi tepung
lalu digoreng dan warnanya putih.”
 Amalia mengatakan bahwa, “Mendoan itu tempe tipis yang
digoreng menggunakan tepuk dan dimakan dengan cabe rawit.”
 Lucy mengatakan bahwa, “Mendoan itu tempe yang dipotong
tipis lalu digoreng dengan menggunakan tepung yang sudah
diberi bumbu dan pakai daun bawang.”
 Faizal mengatakan bahwa, “Mendoan itu potongannya mirip
dengan martabak lalu digoreng lembek dan kalo tidak salah
diberi daun bawang.”
 Luthfi mengatakan bahwa, “Mendoan itu tempe yang diberi
bumbu dan digoreng dengan balutan tepung namun tidak
garing.”
 Asmayani mengatakan bahwa, “Tempe yang digoreng memakai
campuran tepung dan juga memakai daun bawang.”
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, terlihat jelas
bahwa pelaku usaha selaku pemohon pendaftaran merek belum
membangun secondary meaning terhadap merek Mendoan yang dia
daftarkan.
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Sehingga dari penjelasan di atas, penulis menganalisis bahwa kata
mendoan yang didaftarkan oleh Fudji Wong sebagai merek merupakan
suatu tanda misdescriptive karena merupakan kata yang memberikan
penggambaran yang keliru pada sebuah produk. Karena produk yang
dijual ialah produk keripik tempe tetapi menggunakan merek dengan kata
Mendoan yang berarti tempe yang digoreng setengah matang. Merek
yang merupakan tanda descriptive dapat diterima pendaftarannya, jika
dibangun secondary meaning. Tetapi, dalam hal ini pelaku usaha selaku
pemohon pendaftaran merek tidak membangun secondary meaning untuk
kata Mendoan yang didaftarkan sebagai merek, karena sampai saat ini
pemahaman masyarakat tentang kata mendoan masih merujuk pada arti
yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu
tempe yang dipotong tipis lebar, dicelupkan ke dalam adonan tepung
berbumbu, kemudian digoreng setengah matang. Sehingga dianggap
belum memeroleh pengakuan konsumen bahwa merek Mendoan memiliki
daya pembeda dengan kata mendoan yang sudah ada.
Merek Mendoan seharusnya tidak dapat didaftarkan sebagai
sebuah merek disebabkan tidak dibangunnya secondary meaning yang
dibutuhkan untuk setiap merek yang memakai tanda misdescriptive.
Dengan demikian, Direktorat Jenderal HKI telah keliru dalam menerima
Mendoan sebagai merek karena Mendoan merupakan kata milik umum
yang berupa tanda misdrescriptive yang jika terdaftar tanpa dibangunnya
secondary meaning akan bertentangan dengan Pasal 5 huruf (c) UU No.
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15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu merek yang telah menjadi milik
umum.
B. Pertimbangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
terhadap pendaftaran kata “Mendoan” sebagai merek
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah sebuah unsur
pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam menyelenggarakan tugas, Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi60:
 Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan
intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan
intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan
pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi
kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang
kekayaan intelektual;
 Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan
intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan
intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan
pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi
60 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,
https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Intelektual, diakses Kamis, 24
Maret 2016 pukul. 14.50 WIB
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kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang
kekayaan intelektual;
 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian
permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan,
penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan
intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta
teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian
permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan,
penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan
intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta
teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
 Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual; dan
 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Direktorat Jenderal HKI terbagi menjadi beberapa direktorat,
diantaranya ialah Direktorat Paten, Direktorat Merek, Direktorat Desain
Industri, Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan
Rahasia Dagang, Direktorat Teknologi dan Informasi, Direktorat Promosi
dan Kerja Sama, dan Direktorat Penyidikan. Karena judul yang penulis
angkat merupakan permasalahan hukum merek, sehingga penulis
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melakukan wawancara terkait masalah di Direktorat Merek Hak Kekayaan
Intelektual.
Dari hasil wawancara penulis dengan Kasubit Pelayanan Hukum
dan Fasilitasi Komisi Bidang Merek Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual terkait dengan pertimbangan Ditjen HKI dalam menerima kata
mendoan sebagai merek. Bapak Adi Supanto selaku narasumber
mengatakan bahwa:
“Dalam penerimaan pendaftaran Merek Mendoan yang diajukan
oleh Fudji Wong tidak terdapat keterkaitan dengan barang produksi yang
didaftarkan dengan merek tersebut. Meskipun mendoan kata umum,
menurut Ditjen HKI kata tersebut tetap bisa dijadikan sebagai merek.
Sebagai contoh kata “Gajah” meskipun kata tersebut merupakan kata
umum, kata tersebut dapat dijadikan merek sebuah sarung yaitu “Gajah
Duduk” karena tidak berkaitan dengan barang produksi yang didaftarkan.”
Tetapi penulis berbeda pendapat dengan apa yang dikatakan oleh
narasumber. Hal ini disebabkan karena jika kata umum dapat didaftarkan
apabila tidak terdapat keterkaitan antara kata dengan barang produksi
yang didaftarkan artinya kata mendoan tidak dapat didaftarkan sebagai
merek karena kata mendoan dengan barang produksi yang didaftarkan
memiliki keterkaitan, yaitu mendoan dan barang produksi yang didaftarkan
(keripik tempe) berbahan dasar yang sama yaitu tempe. Sedangkan
contoh yang diberikan yaitu merek Gajah Duduk memang merupakan
sebuah kata umum tetapi antara kata gajah duduk dan barang yang
diproduksi berupa sarung sama sekali tidak memiliki keterkaitan sama
sekali oleh sebab itu merek tersebut dapat didaftarkan.
63
Setelah penulis melakukan wawancara, narasumber
memberitahukan bahwa pada tanggal 1 Februari 2016 dengan nomor
surat HKI.4.HI.06.4550/2016 merek tersebut telah dihapuskan
pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal HKI dengan memenuhi
permohonan penghapusan merek dari Kepala Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas. Tetapi menurut
penulis, tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI kurang
tepat.
Berdasarkan Pasal 61 sampai Pasal 65 UU No. 15 Tahun 2001
tentang Merek yang menetukan tentang penghapusan merek sebagai
berikut:
Pasal 61
(1)  Penghapusan pendaftaran  Merek dari Daftar Umum Merek dapat
dilakukan  atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan
permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.
(2)  Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal
dapat dilakukan jika:
a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal
pendaftaran   atau  pemakaian   terakhir,  kecuali  apabila  ada
alasan  yang  dapat  diterima  oleh Direktorat Jenderal; atau
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b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak
sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan
pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai
dengan Merek yang didaftar.
(3)  Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah karena
adanya:
a. larangan impor;
b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang
yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan
dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
(4)  Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita
Resmi Merek.
(5)  Keberatan  terhadap keputusan  penghapusan  pendaftaran  Merek
sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) dapat diajukan kepada
Pengadilan Niaga.
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Pasal 62
(1)  Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek
atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau
jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal.
(2)  Dalam hal Merek sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) masih terikat
perjanjian  Lisensi, penghapusan  hanya dapat dilakukan apabila hal
tersebut disetujui secara tertulis o leh penerima Lisensi.
(3)  Pengecualian  atas  persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(2) hanya  dimungkinkan  apabila  dalam perjanjian  Lisensi,
penerima  Lisensi  dengan  tegas  menyetujui  untuk
mengesampingkan  adanya  persetujuan tersebut.
(4)  Penghapusan pendaftaran  Merek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita
Resmi Merek.
Pasal 63
Penghapusan  pendaftaran Merek berdasarkan  alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan
oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.
Pasal 64
(1)  Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 hanya dapat diajukan kasasi.
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(2)  Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
segera disampaikan oleh panitera pengadilan yang bersangkutan
kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.
(3) Direktorat Jenderal melaksanakan penghapusan Merek yang
bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya
dalam  Berita  Resmi  Merek  apabila  putusan badan peradilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Pasal 65
(1)  Penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal
dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum
Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal
penghapusan tersebut.
(2)  Penghapusan  pendaftaran  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)
diberitahukan  secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya
dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa
sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek
yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
(3)  Penghapusan   pendaftaran   Merek   mengakibatkan   berakhirnya
perlindungan   hukum   atas   Merek   yang bersangkutan.
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Dalam hal ini benar jika Merek Mendoan tidak pernah digunakan
selama 3 tahun berturut-turut. Sehingga jika dilihat dari isi undang-undang
di atas, atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat menghapus merek
tersebut, tetapi di dalam surat penghapusan merek yang ada alasan
penghapusan karena adanya permohonan pihak ketiga. Diketahui
berdasarkan Pasal 63 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang
disebutkan di atas bahwa penghapusan dapat diajukan oleh pihak ketiga
dalam betuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Sedangkan sampai saat
ini tidak pernah ada gugatan di Pengadilan Niaga sebelumnya sehingga
tidak dibenarkan jika pendaftaran merek dihapuskan dengan alasan dari
permohonan pihak ketiga tanpa ada gugatan di Pengadilan Niaga, hal ini
disebabkan karena tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan undang-
undang yang berlaku. Penghapusan pendaftaran merek diprakarsai oleh
pihak ketiga yaitu Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Banyumas, jika selaku pemohon tidak mengetahui tata cara
yang sesuai ketentuan seharusnya Direktorat Jenderal HKI menjelaskan
kepada pemohon penghapusan pendaftaran merek Mendoan tersebut
tentang tata cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga
tidak gegabah dalam menerima permohonan penghapusan merek
Mendoan tersebut dikarenakan belum adanya gugatan pihak ketiga di
Pengadilan Niaga.
Lalu jika dikaitkan dengan masalah bahwa Merek Mendoan
merupakan kata milik umum yang seharusnya tidak dapat didaftarkan, jika
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ingin meniadakan merek tersebut langkah yang seharusnya diambil ialah
melakukan pembatalan permohonan merek. Berdasarkan Pasal 68
sampai Pasal 71 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur
tentang pembatalan merek sebagai berikut:
Pasal 68
(1)  Gugatan  pembatalan  pendaftaran  Merek dapat diajukan  oleh pihak
yang berkepentingan  berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar  dapat mengajukan  gugatan
sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) setelah mengajukan
Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
(3) Gugatan pembatalan sebagaimana dima ksud pada ayat (1) diajukan
kepada Pengadilan Niaga.
(4) Dalam  hal  penggugat  atau  tergugat  bertempat  tinggal  di luar
wilayah  Negara  Republik  Indonesia,  gugatan diajukan kepada
Pengadilan Niaga di Jakarta.
Pasal 69
(1)  Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.
(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek
yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama,
kesusilaan, atau ketertiban umum.
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Pasal 70
(1)  Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan
pembatalan hanya dapat diajukan kasasi.
(2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada
Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.
(3) Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek
yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan  mengumumkannya
dalam  Berita  Resmi  Merek  setelah  putusan  badan  peradilan
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diterima dan mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Pasal 71
(1)  Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal
dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum
Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal
pembatalan tersebut.
(2) Pembatalan  pendaftaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
diberitahukan  secara  tertulis  kepada  pemilik Merek atau
Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan
penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum
Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak
berlaku lagi.
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(3) Pencoretan   pendaftaran   suatu   Merek   dari  Daftar   Umum
Merek   sebagaimana   dimaksud   pada ayat   (1) diumumkan
dalam Berita Resmi Merek.
(4) Pembatalan  dan pencoretan  pendaftaran  Merek mengakibatkan
berakhirnya  perlindungan  hukum atas Merek yang bersangkutan.
Pada Pasal 68 yang disebutkan di atas bahwa pembatalan
pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan
berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 yaitu
merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh
pemohon yang beritikad tidak baik, Pasal 5 yaitu merek tidak dapat
didaftar apabila merek tersebut mengandung unsur (a) bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama,
kesusilaan, atau ketertiban umum, (b) tidak memilik daya pembeda, (c)
telah menjadi milik umum, (d) merupakan keterangan atau berkaitan
dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau Pasal 6
yaitu permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek
tersebut (a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk
barang dan/atau jasa yang sejenis, (b) mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik
pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dapat pula diberlakukan
terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi
prsyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan
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Pemerintah, (c) mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal, (d)
merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan
hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak
yang berhak, (e) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan
nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem Negara atau lembaga
nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak
yang berwenang, (f) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap
atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga
Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
Kata mendoan sebagai merek telah melanggar Pasal 5 huruf (c)
UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu merupakan milik umum
sehingga berdasarkan pasal 68 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek,
sehingga dapat dikatakan langkah yang seharusnya Direktorat Jenderal
HKI lakukan yaitu bukan penghapusan melainkan pembatalan
pendaftaran merek tersebut. Dengan catatan adanya gugatan kepada
Pengadilan Niaga.
Gugatan pembatalan pendaftaran merek memang hanya dapat
diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek,
bisa saja menjadi sebuah alasan oleh Direktorat Jenderal HKI dalam
langkah memilih penghapusan daripada pembatalan merek karena seperti
yang diketahui Merek Mendoan terdaftar sejak 23 Februari 2010 yaitu
terhitung sudah lebih 5 tahun sampai Direktorat Jenderal HKI menghapus
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pendaftaran merek tersebut. Namun masih terdapat pengecualian atas
pembatasan waktu tersebut karena gugatan pembatalan dapat diajukan
tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan
dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Hal ini
menunjukkan bahwa yang tidak dibatasi waktu pengajuan gugatan
pembatalannya hanya gugatan pembatalan yang tergolong merek yang
seharusnya “tidak dapat didaftar” tetapi tetap didaftarkan, bukan merek
yang seharusnya “ditolak” tetapi tetap didaftarkan karena merek yang
bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
adalah merek yang “tidak dapat didaftar”.61
Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan,
atau ketertiban umum adalah penggunaan tanda tersebut dapat
menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari
khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Termasuk pula
dalam pengartian yang bertentangan ketertiban umum adalah adanya
itikad tidak baik.62
Dalam hal ini meskipun Merek Mendoan telah dihapuskan, namun
menurut penulis Direktorat Jenderal HKI telah keliru dalam penghapusan
merek tersebut. Penghapusan yang diprakarsai oleh pihak ketiga  harus
melalui gugatan ke Pengadilan Niaga, tetapi dalam hal ini Direktorat
Jenderal HKI menghapus Merek Mendoan hanya dengan alasan
permohonan pihak ketiga saja sehingga bertentangan dengan ketentuan
61 Ahmadi Miru, Op. Cit hal. 85
62 Ibid, hal. 86
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yang berlaku. Kalaupun ingin meniadakan merek tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal HKI seharusnya membatalkan
merek tersebut.
Dengan demikian menurut penulis, Direktorat Jenderal HKI
seharusnya lebih meneliti dalam menerima pendaftaran merek dalam
bahasa apapun dan juga jangan gegabah dalam mengambil keputusan
seharusnya memerhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara
sekasama agar meminimalisir terjadinya kekeliruan dalam proses
pendaftaran, penghapusan, dan pembatalan sebuah merek.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakuakan oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa:
1. Pengertian telah menjadi milik umum tidak hanya dalam arti telah
menjadi milik publik (public domain), namun berkaitan juga dengan
nama jenis (generic term). Adapun yang berupa tanda descriptive,
deceptive misdescriptive, dan personal names. Kata mendoan
merupakan suatu tanda misdescriptive yaitu merek yang meberikan
keterangan keliru tentang barang produksi dimana jika ingin
didaftarkan sebagai merek harus membangun secondary meaning
terlebih dahulu tetapi pada hal ini pelaku usaha tidak membangun
secondary meaning sehingga kata mendoan tersebut seharusnya
tidak dapat didaftarkan sebagai merek di Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual karena bertentangan dengan pasal 5 huruf (c)
UU No. 15 Tahun 2001.
2. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerima
pendaftaran kata Mendoan menjadi merek dengan pertimbangan
kata mendoan tidak mempunyai keterkaitan dengan barang
produksi yang didaftarkan sehingga Ditjen HKI pada saat itu
menerima permohonan pendaftaran kata Mendoan tersebut
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menjadi sebuah merek. Tetapi menurut penulis, pertimbangan
Ditjen HKI tidak tepat karena jika merek terdaftar tidak mempunyai
keterkaitan denga barang produksi, pada hal ini sangat jelas jika
barang produksi yang didaftarkan masih mempunyai keterkaitan
dengan kata Mendoan tersebut. Meskipun Merek Mendoan telah
dihapuskan, namun Direktorat Jenderal HKI telah keliru dalam
penghapusan merek tersebut. Penghapusan yang diprakarsai oleh
pihak ketiga  harus melalui gugatan ke Pengadilan Niaga, tetapi
dalam hal ini Direktorat Jenderal HKI menghapus Merek Mendoan
hanya dengan alasan permohonan pihak ketiga saja tanpa adanya
gugatan melalui Pengadilan Niaga. Merujuk pada ketentuan yang
berlaku, jika ingin meniadakan Merek Mendoan yang terdaftar
seharusnya langkah yang Ditjen HKI lakukan ialah membatalkan
merek tersebut karena bertentangan dengan Pasal 5 UU No. 15
Tahun 2001 tentang Merek.
B. Saran
Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan
menyampaikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam mencermati permasalahan kata umum yang
didaftarkan sebagai merek yaitu:
1. Sebelum mengajukan sebuah merek, pemohon pendaftaran merek
seharusnya memerhatikan undang-undang yang berlaku secara
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seksama sehingga tidak ada kekeliruan dalam mengajukan merek
untuk didaftarkan.
2. Dalam undang-undang seharusnya dijelaskan arti dari public
domain, generic term, tanda descriptive, deceptive misdesriptive,
personal names, dan secondary meaning sehingga dalam
mengajukan sebuah pendaftaran merek, pemohon dan Direktorat
Jenderal HKI dapat mempertimbangkan dengan penjelasan itu
sebelum menerima sebuah merek.
3. Direktorat Jenderal HKI selaku penerima pendaftaran merek,
seharusnya dalam menerima merek harus mempertimbangkan
syarat-syarat prosuder pendaftaran merek dan juga ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur
agar tidak menimbulkan masalah jika ada merek yang terdaftar
tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. Dalam penghapusan atau pembatalan merek, Direktorat Jenderal
HKI seharusnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dan
tidak gegabah dalam menentukan tindakan apa yang seharusnya
dilakukan.
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